Información sobre el principio de uso real y efectivo de una marca by Superintendencia de Industria y Comercio
Bogotá D.C., SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y  COMERCIO
RAD: 15-201490- -00003-0000   Fecha: 2015-10-07 17:36:32
DEP: 10 OFICINAJURIDICA     
10 TRA: 317 DP-PETICION         EVE:  SIN EVENTO










1.	OBJETO DE LA CONSULTA
En esta oportunidad, la peticionaria ha solicitado: 
a)	Que se le dé “información sobre el principio de uso real y efectivo de una marca”,
específicamente sobre “qué quiere decir y cuáles son sus alcances y fundamentos
legales”.
b)	Que se le informe si puede solicitar la cancelación de un registro marcario en caso de
que pretenda usar una marca registrada en Colombia, “pero esta (sic) no se usa aquí en
Colombia sino en Ecuador”.
2.	LAS MARCAS
El artículo 134 de la Decisión 486 señala que la marca es cualquier signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado, y que sea susceptible de
representación gráfica.
Este artículo señala:
“ARTÍCULO 134. DECISIÓN 486 DE 2000.- A efectos de este régimen constituirá marca
cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán
registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza
del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo
para su registro.
"Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a. "las palabras o combinación de palabras;
b. "las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;
c. "los sonidos y los olores;
d. "las letras y los números;
Al contestar favor indique el número de Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 1, 3, 5, 7 y 10 
radicación consignado en el sticker Call Center(571) 592 04 00. Linea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co  e-mail: contactenos@sic.gov.co 
Bogotá D.C. - Colombia
Continuación radicado No: 15-201490- -00003-0000 Página: 2
e. "un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f. "la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g. "cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”
El fin último de la protección marcaria es garantizar que el consumidor o usuario medio
identifique, valore y diferencie los productos, sin riesgo de confusión o error respecto del
origen o la calidad del producto o servicio. Las marcas, pues, cumplen una función
individualizadora: entre bienes o servicios del mismo género, especie o grupo. El
empresario puede considerar suyo el producto o servicio que presta, y el consumidor
puede exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca
[Proceso 1-IP-87, marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero
de 1988].
El nombre comercial, la enseña comercial y la marca son bienes inmateriales sobre los
cuales se pueden constituir derechos de exclusividad, objeto de protección por parte del
régimen de propiedad industrial.
El artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina
establece los derechos que concede el registro de una marca:
“ARTÍCULO 155. DECISIÓN 486 DE 2000.- El registro de una marca confiere a su titular
el derecho a impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes
actos:
“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios
para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o
acondicionamientos de tales productos;
“b) Suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre
los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los
envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
“c) Fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que
reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
“d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de
asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para
productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
“e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del
registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un
aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
“f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún
para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su
prestigio”.
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Por remisión expresa de los artículos 192 y 200 de la Decisión 486, el artículo 155 se
aplicará también a los nombres y a las enseñas comerciales. En este orden de ideas, el
titular de una marca registrada, de un nombre comercial y de una enseña comercial,
usados de la manera como la jurisprudencia ha indicado, puede impedir el uso de otro
signo –marca, nombre o enseña comercial- similarmente confundible con el suyo, para
distinguir productos, servicios o actividades igualmente similares o relacionadas, cuando
tal uso en el comercio cause confusión o riesgo de asociación entre el público
consumidor.
Respecto a los conflictos que se pueden suscitar entre los diferentes signos distintivos
–marcas, nombres comerciales y enseñas comerciales-, el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina ha señalado:
“(…) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del
principio de prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua,
real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los
derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.
Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría,
aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista
una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los
productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara."
[Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso número 03-IP-98.]
De esta forma, existiendo la posibilidad de confusión entre una marca y un nombre o una
enseña comercial, es procedente la iniciación de acciones legales, en desarrollo de las
cuales las partes intervinientes deben demostrar ante el juez competente tener un mejor
derecho sobre el signo, lo cual, para el caso de los nombres comerciales, implica
demostrar que se usó con anterioridad a la solicitud de registro de la marca, o al uso del
nombre comercial o enseña comercial con los que tiene conflicto.
El derecho al uso exclusivo de una marca en Colombia se adquiere únicamente por el
registro efectuado ante esta Superintendencia, el cual confiere a su titular el derecho a
usar la marca exclusiva y excluyentemente, y con respecto a los productos indicados en
el título de registro. El registro de una marca podrá solicitarse en un solo expediente
administrativo para distinguir productos y/o servicios comprendidos en diferentes clases
de la Clasificación Internacional de Niza.
3.	EL USO DE UNA MARCA: RESPUESTA A LA PRIMERA PREGUNTA
El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios
que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho
principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que
ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades
pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.
El artículo 166 de la Decisión 486 de 2000 señala:
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“ARTÍCULO 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los
productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran
disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente
corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 
“También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos
que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en
el párrafo anterior.
“El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en
cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la
cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la
marca”
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha explicado los parámetros que se han
de tener en cuenta para determinar si una marca ha sido usada o no, de la siguiente
manera:
1.	“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es
fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto
que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En
este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá
determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son
meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. 
2.	“La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que
normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su
comercialización.  Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en
cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.  No es lo mismo el
producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el
producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas,
o bajo catálogo, etc”. (Proceso 018-IP-2014. Marca: Clarks- Denominativa).  
También se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son
exportados desde cualquiera de los Países Miembros dela CAN, teniendo en cuenta las
cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con
las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.
Este Tribunal se ha pronunciado de la siguiente manera sobre el principio de uso real y
efectivo de la marca:
“El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su
forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso.
Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo,
de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no
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simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad
identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta
o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de
comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C.
N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA
FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS
OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON
PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).
Es de advertir que el uso de la marca no se prueba demostrando el uso del nombre
comercial o de la razón social. Éstos son supuestos y hechos completamente diferentes.
Este principio se origina porque el titular, al registrar una marca, adquiere el derecho a
usarla de manera exclusiva, y, con ello, se obliga a utilizarla efectivamente. El Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina señaló, al respecto:
“El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible
que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el
mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y
la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una
marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que
cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº.
1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). 
Como se ha visto, con las marcas se permite identificar o distinguir diversos productos y
servicios que se encuentran en el mercado. Si una marca no cumple su función distintiva,
ésta pierde su razón de ser; es por esto que se exige su uso, so pena de ser cancelada.
4.	LA CANCELACIÓN DE REGISTRO DE UNA MARCA
De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de 2000:
“ARTÍCULO 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a
solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese
utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o
por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a
la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta
de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de
oposición interpuestos con base en la marca no usada.
“No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de
cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación
de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía
administrativa.
“Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o
servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o
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limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,
eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se
tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
“El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió,
entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.”
Así mismo, la Normativa Andina estableció que la oficina nacional competente, en este
caso la Superintendencia de Industria y Comercio, podrá de oficio o a solicitud de
cualquier persona, cancelar el registro de una marca o la limitación de su alcance cuando
su titular hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o
genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o servicios para los
cuales estuviese registrada.
5.	LA ESPECIALIDAD Y LA TERRITORIALIDAD: RESPUESTA A LA SEGUNDA
PREGUNTA
El derecho al uso exclusivo y excluyente sobre una marca está limitado por dos
principios: el principio de la especialidad y el de la territorialidad. La especialidad en
materia de marcas debe ser entendida como el principio según el cual el registro sólo se
confiere para proteger los productos o servicios enmarcados dentro de una clase
determinada. Este principio hace que el titular de una marca registrada no goce de
ninguna prerrogativa al momento de presentar nuevas solicitudes del mismo signo para
identificar otros productos o servicios. Por lo tanto, cada nueva solicitud debe someterse
al trámite consagrado en la Decisión 486 del 2000 y al estudio de las causales de
irregistrabilidad en ella consagradas.
De esta forma, el principio de especialidad se convierte en una frontera para el derecho
al uso exclusivo que tiene el titular sobre una marca registrada, el cual sólo puede ser
roto en eventuales casos, como cuando se ejerce la oposición frente a solicitudes de
registro de signos que pretenden distinguir productos o servicios que, aunque no
corresponden a la clase para la cual se concedió el registro opositor, están relacionados
tan estrechamente que puede haber riesgo de confusión, o cuando se ejerce dicha
oposición por la notoriedad que caracteriza al signo distintivo del opositor.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado
reiteradamente:
“Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista
confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una
misma clase; esto significa que: ‘sobre un mismo signo pueden recaer dos o más
derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada
una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad
diferente de productos o servicios’.
“Por su parte Zuccherino manifiesta: ‘La regla de la especialidad de la marca requiere
que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en
la solicitud de registro. El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga la marca
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sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los
bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no
puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca
semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos’.
“Se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional,
pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no
conduzcan al público a error”.
De acuerdo con el principio de la territorialidad, la protección jurídica y el ejercicio del
derecho sobre una marca registrada está delimitado por el territorio del país en que se
otorga la respectiva concesión o registro. Sobre este punto se ha manifestado el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina (proceso 17-IP- 98), así:
"La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el
titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito
territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que
las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en
un país determinado.
“El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, sólo puede producirse cuando
se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y
de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.
“(...) De conformidad con la doctrina comunitaria ‘la protección y los efectos de los
derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales
derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el
Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras’ (Procedimiento de Propiedad
Industrial, Metke, Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).
“El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo
anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios
internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en
unos estados a otros países pertenecientes a un convenio determinado. Es el caso de la
Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una
marca otorgada en un estado a otros estados vinculados al convenio internacional”
De esta manera, si la marca que se pretende usar no es una marca notoria, no se puede
impedir su uso sobre bienes diferentes a aquellos para los que haya sido registrada. El
Tribunal de Justicia de la CAN ha señalado, al respecto:
“La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado
competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios
del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al
empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el
producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca” [Proceso 1-IP-87,
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marca: Volvo. Publicado en la Gaceta Oficial No. 28, el 15 de febrero de 1988.]
Por lo anterior, los derechos de exclusividad para el uso de una marca se tienen dentro
del territorio del país o Estado donde se conceden, y para la comercialización de los
productos o servicios distinguidos con una marca en otros países debe tenerse en
cuenta la legislación interna de los mismos.
Para tener derechos marcarios en más de un país, es necesario solicitar el registro de la
misma en todas las jurisdicciones donde se pretenda hacer valer. Lo anterior se puede
lograr haciendo uso de tratados internacionales, que facilitan este procedimiento.
Los titulares de las marcas deben buscar registrarlas en aquel lugar donde se le vaya a
dar uso a esa marca. En el ejemplo propuesto en su consulta, si la marca se usará en
Ecuador, lo más recomendable es que se registre en la Oficina competente de ese país.
Si requiere mayor información sobre el desarrollo de nuestras funciones y sobre las
normas objeto de aplicación por parte de esta Entidad, puede consultar nuestra página
en Internet, www.sic.gov.co.
Atentamente,
WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURíDICA         
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